BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
Aktenzeichen: | ZR 12/02

Entscheidung vom 16. Dezember 2004

In der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 398 38 287.5

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
.. und die Richter ..., Dr. ..., Dr. ... und Dr. ... beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 14. Marz 2002 an Verklindungs Statt
zugestellte BeschluB des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurickverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 ? festgesetzt.
Grinde

I. Die Anmelderin begehrt mit ihnrer am 9. Juli 1998 eingereichten Anmeldung Markenschutz fir die
Bezeichnung "BerlinCard" fur eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, namlich fur:

Bespielte und unbespielte Ton- und Bildtrager aller Art (Kassetten, Schallplatten, Compact Disks, CD-ROM's,
Mini-Disks, DVD, DAT-Bander und DAT-Kassetten, Video, Disketten,, Hardcopy); Magnetaufzeichnungstrager
und Datentrager, gespeicherte Computer-Betriebsprogramme und Computer-Software, Computer,
Computer-Peripheriegerate, Computer-Tastaturen", Computer-Laufwerke, Trackball, Computer-Maus,
Computer-Hardware; Belichtete Filme mit oder ohne Tonaufzeichnungen, kinematografische Filme, Tonfilme,
Stummfilme, Zeichentrickfilme; kinematografische Filmapparate, Filmapparate; Montiervorrichtungen fir
Filme, kinematographische Filme, Bilder, beleuchtete Bilder, Licht- und Leuchtkasten, Lichtregler, Lampen
(soweit in Klasse 9 enthalten); Leuchtschilder, Schilder (mechanisch); Film- und Bildschneidegerate;
Automaten, die durch Einwurf von Minzen oder Jetons betétigt werden, Sprechmaschinen, Diapositive.

Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, namlich Druckschriften aller Art, wie Blicher, Zeitungen, Zeitschriften,
Magazine, Broschlren, Kataloge, Periodica, Werbeschriften, Plakate, Fotographien, Bilder, sdmtliche
vorgenannten Waren in gebundener Form, Loseblattsammlung und Hardcopy-Version; Farbdrucke,
Fahrkarten, Glickwunschkarten, Postkarten, graphische Darstellungen, Handbucher, Karten (geographische),
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Landkarten, Lehrmittel (ausgenommen Apparate), auch als Unterrichtsmittel geeignet; Spielkarten,
Unterrichtsmittel in Form von Spielen, Bierdeckel, Abziehbilder, AbreiBkalender, Adressenstempel,
Aktenordner, Aktenhtillen, Werbung, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Herausgabe von Werbetexten,
Verbreitung von Werbeanzeigen, Vermietung von Werbeflachen; Erstellen, Aktualisierung, Vermietung,
Verteilung von Werbematerial {Flugblatter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Offentlichkeitsarbeit
(Public Relations); Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung, und Unternehmensmanagement;
Werbung in allen Medien, einschlieBlich Rundfunk-, Fernseh- und Kinowerbung sowie Online-Werbung;
Franchising, namlich Vermittlung von wirtschaftlichen und organisatorischen Know-How gegen Entgelt zur
Vermarktung von Waren und/oder Dienstleistungen, einschlieBlich der Lizensierung von gewerblichen
Schutzrechten. Finanzwesen; elektronischer Kapitaltransfer, Ausgabe von Kreditkarten, Abwickeln von
Geldgeschéften mit Kreditkarten, Kreditvermittlung, Leasing, Ausgabe von Reiseschecks; Immobilienwesen,
namlich Dienstleistungen eines Maklers, Einziehen von Miet- und Pachtvertragen, Schatzen und Verpachten
von Immobilien, Immobilienvermittiung, Immobilien-Verwaltung, Vermietung von Immobilien (Biros,
Wohnungen), Verpachtung von Immobilien, Grundstiicks, und Immobilienverwaltung; Versicherungswesen,
namlich Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers, AbschlieBen von Versicherungen;
Vermdgensverwaltung, Vermdgensverwaltung durch Treuhander. Telekommunikation, ndmlich
Kommunikationsdienstleistungen durch Vermittlung via Telefon, Kabel, faseroptische Netzwerke, Satellit,
Telefax, Telex, Telegraf, Mobiltelefon, Computer-Modems und Online; elektronische Nachrichtentbermittiung;
Sammeln, Liefern und L"Jbermittlung von Nachrichten, auch elektronischer Art; Vermietung von Geraten zur
Nachrichtenibermittlung; Auskinfte Gber Telekommunikation.

Transport mittels Fahrzeugen zu Luft, Wasser und Land, insbesondere Personentransport, Verlagswesen,
Herausgabe und Veréffentlichung von Druckereierzeugnissen aller Art, einschlieBlich Blcher, Zeitschriften,
Zeitungen, Periodica, auch in Online-Version; Unterhaltung und kulturelle Aktivitaten; Organisation und
Durchfihrung von Veranstaltungen kultureller, unterhaltender und. sportlicher Art.

Dienstleistungen eines Internet-Providers; Erstellen von Homepages fur Dritte und eigene Zwecke; Erstellen
und Verbreiten von Datenbanken, auch Online abrufbar; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken;
Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung, ndmlich Aktualisieren, Design und Vermietung von
Computer-Software; Computerberatungsdienste; Wiederherstellung von Computerdaten; Wartung von
Computer-Software; Computersystemanalysen; Bewirtung und Verpflegung von Gasten; Beherbergung von
Gasten; Veranstaltung von Reisen.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher
Unterscheidungskraft zurlickgewiesen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise beantragt hat, die
Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils ausgenommen Datenspeicherkarten" zuzulassen,
zurlckgewiesen (BPatGE 45, 60 = GRUR 2002, 693).

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren
weiterverfolgt.

Il. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung stiinden flr samtliche mit der Anmeldung
beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft i.S. von §
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Freihaltebedirfnisses an beschreibenden Angaben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegen.

Die angesprochenen Verkehrskreise wirden in der Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche ohne weiteres im Verkehr im
Zusammenhang mit Kartensystemen erhéltlich sein oder in Anspruch genommen werden kénnten,
ausschlieBlich einen Sachhinweis sehen. Dieser besage, dafB3 die jeweilige Ware und/oder Dienstleistung im
Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welches wie eine "elektronische Geldbdrse" bzw. eine
"Rabattkarte" oder "Mitgliedskarte" funktioniere, erhaltlich sei oder in Anspruch genommen werden kénne.

@uf

S

recht.de”

S 2



Deshalb werde der Verkehr in "BerlinCard" keine Marke der beanspruchten einzelnen Waren und
Dienstleistungen sehen. Aus der Sicht der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere auch
des maBgeblichen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers,
erschlieBe sich die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym fir
"BerlinKarte" oder "Karte fir Berlin". Derartige Karten gewéahrten als sogenannte "Ausweiskarten" oder
"Mitgliedskarten" auch ohne Zahlungsfunktion Verglnstigungen unterschiedlicher Art oder dienten als bloBe
Berechtigungskarte z.B. fur kostenfreien Zugang. Hierbei zeige insbesondere die erhebliche Anzahl von
sogenannten "Stadtekarten”, daB sich das zunehmende Angebot multifunktionaler Karten auch auf den
Bereich geographischer Anbindung an ein regionales Anbietersystem erstrecke. Diese wirden von der
Stadtverwaltung selbst oder von sonstigen einzelnen privaten regionalen Anbietern bzw. von einem
Anbieterverbund wie z.B. dem Einzelhandlerverbund einer Stadt, bestimmten Dienstleistungsunternehmen
wie z.B. stédtischen oder privaten Verkehrsbetrieben und Reiseunternehmen oder von Tragern kultureller
Einrichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen des téglichen Lebens etabliert.

Der Verkehr werde daher in "BerlinCard" in bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keinen
Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentitat dieser Waren oder Dienstleistungen selbst sehen. Das gelte
auch dann, wenn die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte erworben oder
beansprucht werden kdénnten oder hiermit in einem sonstigen Zusammenhang stiinden. Denn der Verkehr
verstehe "BerlinCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder
Dienstleistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitgliedssystem, dessen Vorteile
er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren kénne und
welches ihm besondere Erleichterungen oder Verglnstigungen gewahre. Der Verbraucher nehme bei der aus
"Card" und dem geographischen Zusatz "Berlin" gebildeten Bezeichnung nicht an, es handele sich um den
Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentitat der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wie z.B.
"Computer, Bilder, Finanz-, Immobilienwesen; Telekommunikation ..., Bewirtung und Verpflegung von
Gasten; Veranstaltung von Reisen" selbst.

Unerheblich sei, ob die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der angemeldeten Bezeichnung die Art
und/oder den konkreten Leistungsumfang eines derartigen Kartensystems erkennen kénnten, da hierdurch
das eindeutige Verstandnis des Verkehrs von "BerlinCard" als allgemeine und unmiBversténdliche
Sachbezeichnung flr ein Zahlungs- oder Berechtigungssystem nicht beriihrt werde. Die angemeldete
Bezeichnung stelle auch keine durch die konkrete Schreibweise oder die Verwendung des englischen
Wortbestandteils "Card" vom Ublichen Sprachgebrauch abweichende Gesamtbezeichnung fir ein derartiges
regionales Kartensystem dar, wie bereits die von der Anmelderin selbst genannte stattliche Anzahl von
entsprechend gebildeten Bezeichnungen wie "KéInCard, RigenCard, CityCard, NorderneyCard oder
MinchenCard" belege.

Der angemeldeten Bezeichnung sei eine Unterscheidungskraft nicht schon deshalb zuzusprechen, weil es
sich nicht um eine die Waren oder Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffende Beschaffenheits- bzw.
Merkmalsangabe handele. Die Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft dirfe nicht auf die dem
eigenstandigen Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden
Sachaussagen reduziert werden. Aus der Sicht des Verkehrs kénne es zahlreiche im Einzelfall zu
untersuchende Griinde geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen,
insbesondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw. solchen mit lediglich assoziativer
Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwdrtern, welche dem Schutzhindernis an
beschreibenden Angaben i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht unterfielen und auch nicht zu den allgemein
gebrauchlichen Wortern der Alltagssprache zahlten.

Aufgrund der getroffenen tatsachlichen Feststellungen sei vorliegend das angemeldete Zeichen auch nach §
8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als beschreibende freihaltungsbedurftige Merkmalsangabe von der Eintragung
ausgeschlossen. Denn es sei hinreichend belegt, daB "BerlinCard" insbesondere flr den geographischen
Raum Berlin als konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken erschlieBender und unmittelbar beschreibender
Sachhinweis fir ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bzw. einen
unmittelbar mit diesem in Beziehung stehenden Umstand dienen kénne und deshalb einem berechtigten
aktuellen Freihaltungsbedirfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber, unterliege.
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lll. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie fihren zur
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zuriickverweisung der Sache an das
Bundespatentgericht.

1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der standigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als
Unterscheidungsmittel fir die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
gegentiber solchen anderer Unternehmen aufgefaBt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 | ZB 26/02,
GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Da nur das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begriindet, ist ein groBzigiger MaBstab zugrunde zu legen,
d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu Gberwinden.
Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der fir die in Frage
stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfaBt wird, ist der
angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu
versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsachlichen Anhalt daftr, daB3 der Verkehr
sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 | ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 =
WRP 2001, 1082 marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 | ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201
antiKALK). Bei Angaben, die sich auf Umstande beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht
unmittelbar betreffen, kann eine (geringe) Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe
ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl.
BGH, Beschl. v. 23.10.1997 | ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 BONUS). Denn nur dann ist
die Annahme gerechtfertigt, daB der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden
Begriffsinhalt als solchen erfaBBt und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel fir die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.

2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, daB die Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht
ausreichen, um jegliche Unterscheidungskraft der Bezeichnung "BerlinCard" fur alle angemeldeten Waren
und Dienstleistungen zu verneinen.

a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, daB die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne
weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kartensystemen erhaltlich oder in Anspruch genommen werden
kénnten und sich dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und
ohne weiteres Nachdenken als Synonym fir "BerlinKarte" oder "Karte fiir Berlin" erschlieBe.

b) Diese Feststellungen geniigen aber zur Annahme eines hinreichend engen beschreibenden Bezugs zu
allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht. Die Bezeichnung "BerlinCard" ist, worauf die
Rechtsbeschwerde zutreffend hinweist, im Streitfall nicht fir eine "Multifunktionskarte (Ausweis-,
Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte)" als solche, sondern fir einzelne Waren wie Computer, Lampen,
Zeitschriften, Aktenordner etc. und fur Dienstleistungen wie Immobilienvermittiung und verwaltung, Sammeln,
Liefern und Ubermitteln von Nachrichten, Herausgabe und Veréffentlichung von Druckereierzeugnissen etc.
angemeldet worden. Selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im
Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhéltlich sein oder in Anspruch genommen werden
kénnten, wird allein dadurch noch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung
"BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt.

Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht riigt, ist weder festgestellt noch ersichtlich, daB bei Kartensystemen der
vom Bundespatentgericht angesprochenen Art die davon betroffenen Waren und Dienstleistungen mit der
Bezeichnung des Kartensystems gekennzeichnet werden. Das Bundespatentgericht hat weiter nur auf die
bloBe Mdglichkeit abgestellt, daB die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Kartensystemen erhéltlich sein oder in Anspruch genommen werden kdnnten. Es hat aber keine
Feststellungen dazu getroffen, ob alle oder nur einzelne der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
Ublicherweise im Zusammenhang mit Kartensystemen angeboten werden, ob dies gegebenenfalls bei allen
Arten von Kartensystemen der Fall ist, insbesondere auch bei solchen, deren Bezeichnung wie die
angemeldete aus der Anfligung des Begriffs "Card" an eine geographische Angabe gebildet ist, und ob der
Verkehr eine geographische Angabe der vorliegenden Art bei einzelnen Waren oder Dienstleistungen zu
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deren Herkunft oder Verwendungsmaéglichkeit in eine unmittelbare Beziehung setzt. Bei dieser Sachlage
besteht entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein hinreichender Anhalt dafir, der
angesprochene Verkehr werde die Bezeichnung "BerlinCard", wenn sie als Kennzeichnungsmittel verwendet
wird, nicht als Unterscheidungsmittel, sondern ohne weiteres und ohne Unklarheiten lediglich als
beschreibenden Sachhinweis fir jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auffassen.

3. Soweit das Bundespatentgericht weiter aufgrund der von ihm getroffenen tatsachlichen Feststellungen das
Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hat, kann seine Entscheidung gleichfalls aus den
oben genannten Grinden keinen Bestand haben. Beschreibt eine Angabe Umsténde, die nicht hinreichend
eng mit der Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen, so darf deren Anmeldung als Marke nicht
wegen eines Freihaltebedirfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurlickgewiesen werden (BGH GRUR
1998, 465, 467 BONUS; Beschl. v. 5.2.1998 | ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 CHANGE).

4. Danach ist der angefochtene BeschluB aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zurlickzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das fir die
Prifung, ob die Eintragung der angemeldeten Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft oder wegen
eines Freihaltebedlrfnisses zu versagen ist, die fir jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu
treffende Feststellung nachzuholen haben wird, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden
Bezug zu den einzelnen Waren oder Dienstleistungen aufweist, sei es wegen seines Zusammenhangs mit
einem bargeldlosen Zahlungssystem, sei es wegen seines geographischen Bezugs.

(Unterschriften)
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